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ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВИ «ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ» ПРИ ВИКОРИСТАННІ
СХОЖИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Щукіна К. А.. Застосування критерію «здатність позначення вводити в оману»
при використанні схожих позначень. Предметом дослідження є питання застосування
критерію «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або
надає послугу», як підстави для відмови в реєстрації позначення чи як підстави для
визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.
Щукина Е. А. Применение критерия «способность обозначения вводить в
заблуждение» при использовании схожих обозначений. Предметом исследования
является вопрос применения критерия «способность обозначения вводить в заблуждение
относительно лица, которое производит товар или предоставляет услугу», как основания
для отказа в регистрации обозначения или как основания для признания свидетельства на
знак для товаров и услуг недействительным.
Shchukina K. A. Application of «ability of designation to delude» criterion at the
usage of similar designations. The subject of research is an issue of application of «ability of
designation to delude as for a person producing goods or rendering services» criterion, as a basis
for refusal to register the designation or as a basis for acknowledgement of certificate to a sign
for goods and services invalid.
Постановка проблеми. На сьогодні спостерігається тенденція збільшення
кількості судових позовів про визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг недійсними
на підставі абз.  5  п.  2  ст.  6  Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг (далі – Закон) [1], а саме через те, що позначення, зареєстроване як знак, вводить в
оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Зазначена підстава
досить часто вказується  поряд з іншою підставою, яка передбачена абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону
[1], а саме визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості
позначень настільки, що їх можна сплутати.
Значну кількість спорів, що виникають між власниками схожих позначень, можна
пояснити намаганням власника пізніше зареєстрованого знака для товарів і послуг при
виході на ринок зі спорідненою продукцією скористатися репутацією іншої особи,
власника більш раннього знака. Використання схожого із раніше зареєстрованим знаком
позначення надасть можливість суб’єкту підприємницької діяльності без значних зусиль
та витрат вийти на ринок, особливо якщо знак вже отримав достатню відомість та довіру у
споживачів.
Що ж стосується пояснення причини зростання кількості позовів чи заперечень
проти реєстрації позначень на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме на підставі того,
що позначення вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар чи надає
послугу, це питання потребує більш детального дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оманливі позначення або такі, що
вводять в оману досліджувались не одним науковцем,  наприклад Могилевським В.М.
Арієвичем Є.О., Мельниковим В.М., застосування підстави передбаченої абз. 5 п. 2 ст. 6
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Закону [1] експертизою заявлених позначень висвітлено у роботах Левічевої О.Д. та
Орлової В.В. Проте питанню щодо застосування критерію «здатність позначення вводити
в оману щодо особи,  яка виробляє товар або надає послугу»  приділялось значно менше
уваги. Не визначено і які саме позначення або їх елементи можуть бути віднесені до такої
категорії позначень.
Мета статті: зробити аналіз проблеми застосування критерію «здатність
позначення вводити в оману щодо особи, яка виробяє товар або надає послугу», як
підстави для відмови в реєстрації позначення чи як підстави для визнання свідоцтва на
знак для товарів і послуг недійсним.
Викладення основного матеріалу.  Відповідно до абз.  5  п.  2  ст.  6  Закону [1]  не
можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу.
Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України
на знак для товарів і послуг (далі – Правила) [2], до позначень, що є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача
асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з
певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману,
коли є очевидним,  що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку
введення в оману споживача.
Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи
яких сприймаються споживачем як неправильні, неправдиві та  містять відомості, що
створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Оманливість позначення
встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є
очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень. Наприклад, оманливим
буде вважатись позначення, яке містить пряму вказівку на виробника, яка насправді не
відповідає дійсності.
У свою чергу, до позначень, що можуть ввести в оману споживача, відносять
позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну
думку щодо товару,  послуги,  їх географічного походження або виробника,  які насправді
не відповідають дійсності.
Крім того, небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар
чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих
неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак може побічно
вказувати на певну особу, наприклад внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим
настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов’язаними з іншими
виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару.
Так само зазначено і в рекомендаціях кваліфікаційної експертизи знаків, що
проводиться експертами Українського інституту промислової власності (Укрпатент) [3, с.
64]: «можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає
послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або
послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати,
або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше
(промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо)».
Однак, серед науковців існує і протилежна позиція щодо застосування підстави
«здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає
послугу», згідно з якою вона відноситься до абсолютних підстав для відмови у наданні
правової охорони і встановлюється на основі аналізу елементів самого позначення, без
співставлення з об’єктами, права на які належать третім особам.
Противники даної позиції вважають,  що підстава «здатність введення в оману»
повинна застосовуватись до ситуацій існування інших торговельних марок, фірмових
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найменувань чи об’єктів авторського права. При використанні зазначених позначень,
схожих настільки, що їх можна сплутати, споживач буде введений в оману щодо
справжнього виробника товару чи особи, що надає послуги.
Аналіз обох позицій та доцільність застосування їх в умовах сьогодення, надасть
можливість визначити шляхи вирішення спірних ситуацій на ринку, що виникають при
використанні конфліктних позначень.
У Рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) [4, с.
180] міститься наступне пояснення щодо позначень, які вводять в оману:
«Товарним знакам, які можуть ввести в оману споживачів відносно характеру,
якості або будь-яких інших властивостей товарів або їх географічного походження, право
на реєстрацію не надається в інтересах суспільства.
В даному випадку реалізується тест на неправильність смислового значення самого
товарного знаку,  коли той асоціюється з товарами,  для яких пропонується.  Цей тест слід
чітко відрізняти від тесту на небезпеку змішування в споживачів при використанні
тотожних або подібних товарних знаків на ідентичні або однорідні товари».
Тобто у зазначеному виданні йде чітке розмежування між двома поняттями −
«введення в оману» та «схожість позначень настільки, що їх можна сплутати». Перше
повинно застосовуватись як абсолютна підстава для відмови у наданні правової охорони в
інтересах суспільства, а друге належить до так званих відносних підстав і застосовується в
інтересах третіх осіб.
Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони дозволяють без
зіставлення з іншими об'єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення,
його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію -
індивідуалізуючу. Відносні підстави повинні дати відповідь на питання, чи не буде
заявлене позначення (навіть, якщо воно має розрізняльну здатність та не вводить
споживача в оману тощо), у разі його реєстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб
на інші об'єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються.
Таким шляхом було побудовано відповідні норми Федерального закону Російської
Федерації від 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» [5], який діяв до 1 січня 2008 р. - дати  набуття чинності новим
Цивільним кодексом Російської Федерації [6]. У статті 6 «Абсолютные основания для
отказа в регистрации» містився пункт 3 - «Не допускается регистрация в качестве
товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы
являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара или его изготовителя». У статті 7 «Иные основания для отказа в регистрации»
перераховані позначення, що не можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг −
які є тотожними або схожими з раніше зареєстрованими торговельними марками,
найменуваннями місця походження товарів, фірмовими найменуваннями тощо.
У статті 1483 Цивільного кодексу Російської Федерації [6] прямо не названі
абсолютні та відносні підстави для відмови в наданні правової охорони, однак умовно їх
можна поділити так само як і в Законі [5], що діяв до набуття чинності нового Цивільного
кодексу [6], оскільки для кожної групи підстав встановлені різні строки для визнання
реєстрації на знак недійсною.
У Роз’ясненні «О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров», затвердженим Наказом №12 від 6 липня
2004 р. Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам
Російської Федерації [7]  чітко визначено, що підстава «здатність позначення вводити в
оману споживача щодо товару або його виробника» застосовується лише як абсолютна
підстава. Аналіз заявленого позначення чи товарного знака, охорона якого оспорюється, з
точки зору їх здатності вводити в оману споживача відносно товару чи виробника
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здійснюється без співставлення з правами третіх осіб, зокрема з товарними знаками, що
вже набули правової охорони.
Поділ підстав для відмови у наданні правової охорони на абсолютні та відносні
цілком виправданий. Так, позначення, що заявляється як знак для товарів і послуг
перевіряється на навність абсолютних підстав для відмови на основі аналізу його
елементів, відносні підстави використовуються в якості мотиву для заперечення проти
реєстрації позначення, якщо така реєстрація порушує права третіх осіб.
Отже, на думку прибічників даної позиції, наприклад Арієвича Є.О. [8], «здатність
введення в оману» не рівнозначна «змішуванню позначень при їх схожості». Змішування
означає можливість сплутати між собою два позначення, коли зареєстровані знаки схожі
між собою і споживач, побачивши пізніше зареєстрований знак, при неможливості
порівняти їх одночасно, вирішить, що бачив його раніше, хоча насправді він бачив
«старший» знак. В такому разі змішування позначень призводить до результату, коли
споживач, сплутавши позначення, здатен купити не той товар, тобто буде введений в
оману стосовно товару.
Поява в торговельній мережі такого ж товару, маркованого схожим знаком (ступінь
схожості, зрозуміло, також є достатньо індивідуальним поняттям), може пройти для
споживача абсолютно непомітно, він може сприйняти це як логічне вдосконалення
брендової політики виробника, або як удосконалення характеристик товару. При  цьому
якість нового товару може бути не гіршою, ніж якість товарів власника «старшого» знака,
отже споживач не постраждає. Постраждає, а вірніше – понесе збитки, власник
торговельної марки.
Таким чином сплутування (змішування) позначень може бути окремим випадком
введення споживача в оману.
Якщо погодитись з такою позицією, то стає очевидним і інший окремий випадок
введення в оману споживача щодо раніше зареєстрованих знаків, який наводиться не
одним науковцем,  наприклад Левічевою О.Д.  та  Арієвичем Є.О.  [3,  с.  75,  8  с.  23].  Цей
випадок стосується так званої серії торговельних марок. Заявлене позначення може бути
не схожим настільки, що його можна сплутати з жодним із серії знаків, наприклад,
LEPTAKAR − з кожним із серії знаків LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTALON. Однак,
використання знака «LEPTAKAR» для споріднених товарів, буде вводити в оману
споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки він буде
сприймати його як продовження серії знаків однієї особи.
Розглянемо приклад, запропонований В. М. Могилевським [9, с. 13].
Припустимо, що зареєстровані знаки А та Б різних виробників є схожими
настільки, що їх можна сплутати і використовуються щодо однорідних товарів. При цьому
знак Б почав використовуватись в Україні пізніше ніж знак А. Після використання знака Б
споживачі, які знайомі з товаром певного виробника, маркованим знаком А, побачивши
однорідний товар, маркований знаком Б іншого виробника, вирішать що це товар першого
виробника, тим самим вони будуть введені в оману. Проте з тривалим використанням
знаків формується інша група споживачів, які першими купували товар, маркований
знаком Б, та бачили рекламу саме цього товару. Побачивши товар зі схожим знаком А
вони вирішать,  що це товар того ж виробника,  що й товар зі знаком Б,  тобто теж будуть
введені в оману. Мова в цьому прикладі йде про двостороннє введення в оману.
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Слід зазначити, що чим довше використовується на ринку схожий знак, тим
меншою є вірогідність введення в оману споживача. Тобто, якщо   схожість знаків є
сталою, незмінною у часі характеристикою, то імовірність введення споживача в оману
через схожість позначень може з часом змінюватися. Причина зрозуміла: власник пізніше
зареєстрованого знака проводить власні рекламні кампанії, як правило акцентуючи увагу
споживача на відмінностях свого знака від раніше зареєстрованого. Таким чином, якщо в
перший період використання такого знака власник свідомо чи несвідомо використовував
репутацію конкурента, в подальшому його товари набувають власної репутації.
На практиці може виникнути ситуація, коли власник «старшого» знака подає позов
про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості
позначень настільки,  що їх можна сплутати,  а власник пізніше зареєстрованого знака
подає зустрічний позов на підставі того, що раніше зареєстрований знак вводить в оману
споживачів щодо особи, яка вробляє товар, або надає послугу. Адже Законом [1] не
передбачено, що підстава «введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає
послугу» повинна застосовуватись, зважаючи на першість у реєстрації чи подачі заявки. В
свою чергу,  обидва схожі позначення,  не зважаючи на першість у реєстрації чи набуття
певної репутації на ринку, не можуть бути визнані такими, що можуть ввести в оману,
інакше це було б підставою для визнання недійсними обох свідоцтв на знаки.
Непоодинокі й випадки, коли недобросовісні особи реєструють на своє ім’я
позначення, яке використовувалось іншою особою без реєстрації та набуло відомості на
території України, однак ще не визнано добре відомим відповідно до ст. 25 Закону [1].
Припустимо, що торговельна марка «Rolex» не зареєстрована сьогодні в Україні і
не визнана добре відомою ні Апеляційною палатою ні судом. Якщо застосовувати перший
підхід, тобто посилатись на підставу для відмови в наданні правової охорони «можливість
введення в оману» лише як на абсолютну підставу, тоді в реєстрації цього позначення на
ім’я будь-якої іншої особи неможливо відмовити. Однак, український споживач буде
введений в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки може подумати, що він
виготовлений всесвітньо відомою компанією.
Зважаючи на відсутність визначеного законодавством поділу підстав для відмови у
наданні правової охорони на абсолютні та відносні, а також для уникнення конфліктів на
ринку і спорів у судових інстанціях, експерт кваліфікаційної експертизи відмовляє у
реєстрації позначення на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме на підставі того, що
позначення вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу внаслідок
схожості його з позначенням, що належить третій особі. Проте експерт кваліфікаційної
експертизи знаків не може володіти знаннями про всі права, що були набуті в Україні
третіми особами. Він може враховувати лише випадки, коли протиставлене позначення
відомо широкому колу осіб.
Однак, якщо критерій «здатність позначення вводити в оману» буде
застосовуватись лише до знаків, які схожі з комерційними позначеннями, що вже мають
певну відомість та репутацію на ринку, то чи справедливе таке застосування по
відношенню до мало відомих позначень?
Такі випадки, коли реєструється позначення, яке раніше використовувалось іншою
особою без реєстрації, є недобросовісною конкуренцією. З прийняттям змін до Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції», внесеними згідно із Законом №
689-VI (689-17) від 18.12.2008 [10], для таких осіб з’явилась можливість захистити свої
права відповідно до норми статті 4,  в якій зазначено,  що неправомірним є використання
імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і
послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших
позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав
використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело
чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
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У попередній редакції зазначеної норми замість «суб'єкта господарювання, який
раніше почав використовувати позначення» була «уповноважена особа, яка має пріорітет
на використання позначень», що ускладнювало її застосування до вказаних ситуацій через
незрозумілість хто саме може бути уповноважено особою.
З вирішенням зазначеної проблеми, шляхом прийняття змін до Закону «Про захист
від недобрососвісної конкуренції» [10], стало можливим визнати такі дії окремих осіб
недобросовісною конкуренцією. Однак виникає інша проблема – визнати свідоцтво на
спірне позначення недісним, оскільки такої підстави, як визнання свідоцтва на знак для
товарів і послуг недійсним на підставі недобросовісної подачі заявки,  або дій,  що є
недобросовісною конкуренцією, в ст. 19 Закону [1] не зазначено.
У таких випадках, залишаться лише подавати до суду позови на підставі підпункту
«а» п.1 ст. 19 Закону [1], а саме невідповідності зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони, через те, що зареєстрований недобросовісною особою знак може ввести
в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу (особи, яка використовувала
таке позначення без реєстрації).
Проте існує й інша думка науковців, що підпункт «в» п. 1 ст. 19 Закону можна було
б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише
формально визнані права на об’єкти інтелектуальної власності,  але й право будь-якої
особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в ділових відносинах. На думку
Т.С. Демченко, таке розуміння вищевказаної правової норми надало б можливість
забезпечити більш ефективний захист прав добросовісних користувачів товарних знаків та
могло б служити певною заміною концепції недобросовісності заявника принаймні до
безпосереднього закріплення останньої на рівні вітчизняного законодавства [11 с. 67].
 Слід зазначити,  що з прийняттям змін до Закону [1],  буде передбачено норму з
прямою вказівкою на недопустимість реєстрації позначень, які подані заяником
недобросовісно.
Так, відповідно до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів з питань інтелектуальної власності» пункт 1 статті 5 Закону [1] пропонується
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
“Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку,
загальновизнаним принципам моралі, якщо набуття права на нього:(…)
б) є недобросовісною конкуренцією».
Пункт 3 статті 6  пропонується доповнити новими абзацами сьомим та восьмим
такого змісту:
«Не може бути зареєстровано право на знаки щодо позначень,  які  є тотожними
або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
знаками, право на які набуто іншою особою у будь-якій визнаній Україною
держави, зокрема державі – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової
власності, якщо заявка, об’єктом якої є це позначення, подана від свого імені агентом чи
представником названої особи без її дозволу та відсутні докази, що виправдовують таке
подання;
знаками, які на дату подання (пріоритету) заявки використовувалися іншою особою
у будь-якій визнаній Україною держави, зокрема державі – учасниці Паризької конвенції
про охорону промислової власності, і, які все ще використовуються в таких державах,
якщо на дату подання (пріоритету) заявки заявник діяв недобросовісно”.
Зазначені зміни зможуть виключити випадки подання заявки та реєстрацію
позначень недобросовісними особами або агентами чи представниками без дозволу особи,
яка використовувала таке позначення до дати подання заявки.
Однак на сьогодні, враховуючи практику судових інстанцій, в таких випадках
позови про визнання свідоцтва на знак недійсним подаються на підставі абз.  5  п.  2  ст.  6
Закону, а саме на підставі невідповідності знака умовам надання правової охорони через
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те, що його використання вводить в оману споживача, у зв’язку з його схожістю з
позначенням, що використовувалось іншою особою без реєстрації.
Так, в тих же рекомендаціях ВОІВ [4, с. 194] визначено, що:
«9.165.  Товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або
меншою мірою. В даному випадку тестом, звичайно, є визначення того, чи є вони
подібними до ступеня змішування. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з
попереднім знаком,  якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на
попередній знак, що є імовірність введення споживача в оману відносно походження
товарів. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна функція товарного знака
не працює і споживач може не купити той товар, який він хоче. Це погано для споживача,
проте також погано для власника товарного знаку, що втрачає обсяг продажу».
Отже, згідно рекомендацій ВОІВ імовірність введення в оману споживача може
також виникати внаслідок сплутування товарів різних виробників через використання
ними тотожних або дуже схожих між собою позначень.
Висновки. Таким чином, за відсутності чітко визначеної законодавством норми,
що регулює питання захисту прав на позначення, яке використовується без реєстрації, та
виключення випадків отримання прав на нього недобросовісними особами, абз. 5 п. 2 ст. 6
Закону [1] «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар чи
надає послугу» може застосовуватись не лише як абсолютна підстава для відмови в
наданні правової охорони заявленим позначенням. Як свідчить судова практика,
посилання на абз. 5 п .2 ст. 6 Закону [1] може бути підставою для визнання недійсним
свідоцтва на знак для товарів і послуг, що схожий з позначенням, яке раніше
використовувалось без реєстрації та набуло достатньої відомості серед споживачів на
території України з огляду на недопустимість отримання монопольних прав на нього
недобросовісними особами.
Проте зазначену підставу не доцільно затососвувати поряд з підставою,
передбаченою абз.  2  п.  3  ст.  6  Закону [1]  при схожості зареєстрованих торговельних
марок, оскільки остання застосовується зважаючи на першість у реєстрації чи подачі
заявки. Для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг на підставі
схожості з раніше зареєстрованим знаком достатньо посилатись на абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону
[1], яка передбачає, що «не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення,  які  є
тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких
самих або споріднених з ними товарів і послуг».
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